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WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 lipca 2020 r.
Sad Okregowy w Warszawie XXl Wydziat Wiasnosci Intelektualnej

w sktadzie nastepujgcym:
Przewodniczacy sedzia SO Beata Piwowarska
Protokolant Katarzyna Karpinska
po rozpoznaniu ha rozprawie w dniu 2 lipca 2020 r. w Warszawie
sprawy z powodztwa N.Co. Ltd. z siedzibg w Daegu (Korea Potudniowa)
przeciwko A. spétce z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Gdansku

o ochrone prawa z patentu na wynalazek i zaptate

1. nakazuje A. spotce z ograniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg w Gdansku zaniechanie naruszen
prawa z patentu EP/PL 2730200 na wynalazek pt. ,Modut do wyciskania soku dla wyciskarki do
sokow”, to jest: wytwarzania, uzywania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla
tych celéow wyciskarek do sokéw zawierajgcych modut do wyciskania soku o cechach technicznych
wskazanych w zastrzezeniu patentowym nr 1 patentu EP/PL 2730200 (modut do wyciskania soku dla
wyciskarki do sokéw, zawierajgcy pojemnik uformowany z kr6écem wylotowym soku, sito usytuowane
wewnagtrz pojemnika, $limak usytuowany wewnagtrz sita, aby wyciska¢ sok z materiatu wsadowego,
oraz pokrywe potgczong z gérnym koricem pojemnika oraz uformowang z kré¢cem wsadowym, przez
ktory jest wktadany materiat wsadowy, przy czym modut do wyciskania soku zawiera: cze$c
miazdzgcg uformowang na gérnym koncu $limaka, ktéra zweza sie w kierunku do géry, przy czym
cze$¢ miazdzgca ma ostrze miazdzgce uformowane na niej; oraz miazdzgcg cze$c¢ przetwarzajgca
potgczong z kroccem wsadowym oraz uformowang w spodzie pokrywy, ktéra jest wklesta w celu
Zmieszczenia czeSci miazdzgcej, przy czym ostrze miazdzgce miazdzy wczeSniej materiat wsadowy

wewngtrz miazdzgcej czesci przetwarzajgcej, znamienny tym, Ze wewnetrzna powierzchnia

miazdzgcej cze$ci przetwarzajgcej zawiera miazdzgcg powierzchnie przetwarzajgcg uformowang tak,
Ze stopniowo zbliza sie do ostrza miazdzgcego w kierunku, w ktérym ostrze miazdzgce przebiega od

kré¢ca wsadowego podczas dziatania, a ponadfo wewnetrzna powierzchnia miazdzgcej cze$ci



przetwarzajgcej zawiera powierzchnie prowadzgcg materiatu wsadowego przebiegajgcg od krocca
wsadowego oraz uformowang tak, ze jest nachylona w strone osi $rodkowej czeSci miazdzgcej, przy
czym powierzchnia prowadzgca materiatu wsadowego prowadzi materiat wsadowy tak, ze boczna
strona materiatu wsadowego zaczyna by¢ miazdzona przez ostrze miazdzgce), w tym wytwarzania,
uzywania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celéw wyciskarek do sokow
0 nazwie handlowej ,VORTEX” model ,ACE-001" zawierajgcych modut do wyciskania soku o cechach
technicznych wskazanych w zastrzezeniu patentowym nr 1 patentu EP/PL 2730200, niezaleznie od

ich wersji kolorystycznej,;
2. nakazuje pozwanej wycofanie z obrotu, stanowigcych jej wlasnos¢ produktéw opisanych w pkt 1.;

3. nakazuje pozwanej zniszczenie na jej koszt, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
uprawomocnienia sie wyroku, stanowigcych jej wtasno$¢ modutéw do wyciskania soku o cechach
technicznych wskazanych w zastrzezeniu patentowym nr 1 patentu EP/PL 2730200 opisanych w
punkcie 1., w tym modutéw do wyciskania soku zastosowanych w wyciskarkach do soku o nazwie
handlowej ,VORTEX” model ,ACE-001", niezaleznie od ich wersji kolorystycznej oraz wszelkich

materiatdéw reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych, na ktérych uwidocznione sg te moduty;

4. nakazuje pozwanej opublikowanie na jej koszt, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
uprawomocnienia sie wyroku, na gtéwnej stronie internetowej spotki znajdujgcej sie pod adresem
www. (...).pl, w kazdej z jej wersji jezykowych, bez jakichkolwiek dodatkowych elementdéw lub
komentarzy, w sposob widoczny bezposrednio po otwarciu tej strony, w centralnym miejscu, w czarnej
ramce o szerokosci catej widocznej czesci strony internetowej i wysokosci Y4 catej strony internetowej,
w taki sposéb aby tekst byt czytelny i widoczny przy przesuwaniu strony w gore i w dot, czarng
nasycong czcionkg typu Times New Roman nie mniejszg niz 14 punktéw na tle koloru biatego,
informacji o tresci: ,Wyrokiem wydanym 30.07.2020 r. w sprawie sygn. akt XXl GWwp 14/18 Sad
Okregowy w Warszawie zakazat A. spdlce z o.0. z siedzibg w Gdansku naruszania patentu
EP/PL 2730200 pt. ,Modut do wyciskania soku dla wyciskarki do sokéw”, to jest: wytwarzania,
uzywania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celéw wyciskarek do sokéw
zawierajgcych modut do wyciskania soku o cechach technicznych wskazanych w zastrzezeniu
patentowym nr 1 patentu EP/PL 2730200, w tym wyciskarek do sokéw o nazwie handlowej ,VORTEX”
model ,ACE-001". Wyrok jest prawomocny.”, a nastepnie utrzymywanie tej informacji nieprzerwanie

przez okres 3 miesiecy;

5. zasgdza od A. spofkki z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Gdansku na rzecz N. Co. Ltd.
Z siedzibg w Daegu kwote 455.393,80 (czterysta piec¢dziesiat piec tysiecy trzysta dziewieédziesiat trzy
i 80/100) ztote z odsetkami ustawowymi za opdznienie do dnia zaptaty za czas od dnia 1 lutego 2019
r. od kwoty 163.000 (sto szesc¢dziesiat trzy tysigce) ztotych oraz od dnia 25 czerwca 2020 r. od kwoty
292.393,80 (dwiescie dziewiecdziesigt dwa tysigce trzysta dziewieédziesiat trzy i 80/100) ztote;

6. oddala powddztwo w pozostatej czesci;

7. zasgdza od pozwanej na rzecz powddki kwote 65.616,40 (szescdziesigt pie¢ tysiecy szescset

szesnascie i 40/100) ztotych tytutem zwrotu kosztéw postepowania.



Sygn. akt XXIl GWwp 14/18

Uzasadnienie

Postanowieniem wydanym 28 czerwca 2018 r. w sprawie sygn. akt XXIl GWo 40/18 Sad udzielit
spotce prawa handlowego Korei Potudniowej N. Co., Ltd. z siedzibg w Daegu zabezpieczenia roszczen
o ochrone prawa z patentu na wynalazek EP/PL 2730200 pt. ,Modut do wyciskania soku dla wyciskarki

do sokdéw”, to jest roszczeh o:

1. nakazanie A. spétce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Gdansku zaniechania naruszen
patentu EP/PL 2730200, poprzez zakazanie jej wytwarzania, uzywania, oferowania, wprowadzania do
obrotu lub importowania dla tych celdéw wyciskarek do sokdw zawierajgcych modut do wyciskania soku o
cechach technicznych wskazanych w zastrzezeniu patentowym nr 1 patentu EP/PL 2730200, tj.: modut
do wyciskania soku dla wyciskarki do sokéw, zawierajgcy pojemnik uformowany z kréécem wylotowym
Soku, sito usytuowane wewngtrz pojemnika, Slimak usytuowany wewnatrz sita, aby wyciska¢ sok z
materiatu wsadowego oraz pokrywe potgczong z gérnym kornicem pojemnika oraz uformowang z
kréc¢cem wsadowym, przez ktory jest wktadany materiat wsadowy, przy czym modut do wyciskania soku
zawiera: cze$¢ miazdzgcg uformowang na gérnym koricu $limaka, ktéra zweza sie w kierunku do gory,
przy czym cze$¢ miazdzgca ma ostrze miazdzgce uformowane na niej; oraz miazdzgcg cze$c
przetwarzajgcg potgczong z kréécem wsadowym oraz uformowang w spodzie pokrywy, ktéra jest
wklesta w celu zmieszczenia czeSci miazdzgcej, przy czym ostrze miazdzgce miazdzy wczesniej
materiat wsadowy wewnatrz miazdzgcej czesci przetwarzajgcej,

Znamienny tym, ze wewnetrzna powierzchnia miazdzgcej cze$ci przetwarzajgcej zawiera miazdzgca
powierzchnie przetwarzajgcq uformowang tak, ze stopniowo zbliza sie do ostrza miazdzgcego w
kierunku, w ktorym ostrze miazdzgce przebiega od krocca wsadowego podczas dziatania,

a ponadto wewnetrzna powierzchnia miazdzgcej czeSci przetwarzajgcej zawiera powierzchnie
prowadzgcg materiatu wsadowego przebiegajgcg od kré¢ca wsadowego oraz uformowang tak, ze jest
nachylona w strone osi Srodkowej cze$ci miazdzacej, przy czym powierzchnia prowadzgca materiatu
wsadowego prowadzi materiat wsadowy tak, ze boczna strona materiatu wsadowego zaczyna byc¢
miazdzona przez ostrze miazdzgce,

w tym o zakazanie obowigzanej wytwarzania, uzywania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub
importowania dla tych celéw wyciskarek do sokéw o nazwie handlowej ,VORTEX” model ,ACE-001",
niezaleznie od wersji kolorystycznej, zawierajgcych modut do wyciskania soku o cechach technicznych

wskazanych w zastrzezeniu patentowym nr 1 patentu EP/PL 2730200;
2. nakazanie obowigzanej zniszczenia, stanowigcych jej wkasnos¢ produktéw opisanych w punkcie 1.,

poprzez

a. zakazanie obowigzanej — do czasu prawomochego zakonczenia procesu — wytwarzania, uzywania,
oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celéw wyciskarek do sokéw zawiera-

jacych modut do wyciskania soku zawierajgcy pojemnik uformowany z kréécem wylotowym soku, sito



usytuowane wewnatrz pojemnika, slimak usytuowany wewnatrz sita, aby wyciska¢ sok z materiatu
wsadowego oraz pokrywe potgczong z gérnym koncem pojemnika oraz uformowang z kréccem
wsadowym, przez ktory jest wktadany materiat wsadowy, zawierajgcy:

- czes¢ miazdzgcg uformowang na gérnym koncu $limaka, ktéra zweza sie w kierunku do goéry, majaca
ostrze miazdzgce uformowane na niej; oraz

- miazdzacg czes¢ przetwarzajgcg potaczong z kréécem wsadowym oraz uformowang w spodzie
pokrywy, ktora jest wklesta w celu zmieszczenia czesci miazdzacej,

przy czym ostrze miazdzgce miazdzy wczesniej materiat wsadowy wewnatrz miazdzgcej czesci
przetwarzajgcej,

znamienny tym, ze wewnetrzna powierzchnia miazdzgcej czesci przetwarzajgcej zawiera miazdzgca
powierzchnie przetwarzajgcg uformowang tak, ze stopniowo zbliza sie do ostrza miazdzgcego w
kierunku, w ktérym ostrze miazdzgce przebiega od kré¢ca wsadowego podczas dziatania, a ponadto
wewnetrzna powierzchnia miazdzgcej czesci przetwarzajgcej zawiera powierzchnie prowadzaca
materialu wsadowego przebiegajgcg od kré¢ca wsadowego oraz uformowang tak, ze jest nachylona w
strone osi srodkowej czesci miazdzacej, przy czym powierzchnia prowadzgca materialu wsadowego
prowadzi materiat wsadowy tak, ze boczna strona materialu wsadowego zaczyna by¢ miazdzona przez
ostrze miazdzgce,

w tym wytwarzania, uzywania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celéw
wyciskarek do sokéw o nazwie handlowej ,VORTEX” model ,ACE-001”, niezaleznie od wers;ji kolorys-
tycznej, zawierajagcych modut do wyciskania soku o cechach technicznych wskazanych w zastrzezeniu
patentowym nr 1 patentu EP/PL 2730200,

b. zajecie — do czasu prawomocnego zakohczenia procesu — stanowigcych witasnos¢ obowigzanej
wyciskarek do sokéw opisanych w punkcie a., znajdujgcych sie w szczegdlnosci w miejscu prowadzenia
przez obowigzang dziatalnosci pod adresem ul. (...),(...)G. lub we wszelkich innych miejscach, gdzie

produkty te sg sktadowane, ujawnionych w toku postepowania egzekucyjnego.

Zazalenie spdiki A. zostato oddalone przez Sad Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z

dnia 14 listopada 2018 r. wydanym w sprawie sygn. akt. VIl AGz 1048/18.

Pozew zlozony 20 lipca 2018 r., po dokonanych dwukrotnie zmianach przedmiotowych

powodztwa obejmuje roszczenia N. Co. Ltd. o:

I. nakazanie spétce A. zaniechania naruszen patentu EP/PL 2730200 pt. ,Modut do wyciskania soku dla
wyciskarki do sokéw” poprzez zakazanie pozwanej wytwarzania, uzywania, ofero-wania, wprowadzania
do obrotu lub importowania dla tych celdéw wyciskarek do sokéw zawierajgcych modut do wyciskania
soku o cechach technicznych wskazanych w zastrzezeniu patentowym nr 1 patentu EP/PL 2730200 tj.:
modut do wyciskania soku dla wyciskarki do sokow, zawierajgcy pojemnik uformowany z kré¢cem
wylotowym soku, sito usytuowane wewnatrz pojemnika, $limak usytuowany wewnatrz sita, aby wyciskac
sok z materiatu wsadowego, oraz pokrywe potgczong z gornym koncem pojemnika oraz uformowang z
kro¢cem wsadowym, przez ktory jest wkiadany materiat wsadowy, przy czym modut do wyciskania soku
zawiera: cze$¢ miazdzgcg uformowang na gérnym koncu $limaka, ktéra zweza sie w kierunku do gory,

przy czym cze$¢ miazdzgca ma ostrze miazdzgce uformowane na niej;, oraz miazdzgcg czesc



przetwarzajgcg potgczong z kréccem wsadowym oraz uformowang w spodzie pokrywy, ktéra jest
wklesta w celu zmieszczenia czesSci miazdzgcej, przy czym ostrze miazdzgce miazdzy wczesniej
materiat wsadowy wewnagtrz miazdzgcej cze$ci przetwarzajgcej, znamienny tym, ze wewnetrzna
powierzchnia miazdzgcej czesci przetwarzajgcej zawiera miazdzgcg powierzchnie przetwarzajgcg
uformowang tak, ze stopniowo zbliza sie do ostrza miazdzgcego w kierunku, w ktérym ostrze miazdzgce
przebiega od kré¢ca wsadowego podczas dziatania, a ponadto wewnetrzna powierzchnia miazdzgcej
czesci przetwarzajgcej zawiera powierzchnie prowadzgcg materiatlu wsadowego przebiegajgcg od
krécca wsadowego oraz uformowang tak, ze jest nachylona w strone osi Srodkowej czesci miazdzgcej,
przy czym powierzchnia prowadzgca materiatu wsadowego prowadzi materiat wsadowy tak, ze boczna
strona materiatu wsadowego zaczyna by¢ miazdzona przez ostrze miazdzace,

w tym poprzez zakazanie pozwanej wytwarzania, uzywania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub
importowania dla tych celdw wyciskarek do sokéw o nazwie handlowej ,VORTEX” model ,ACE-001",
niezaleznie od wersji kolorystycznej, zawierajgcych modut do wyciskania soku o cechach technicznych
wskazanych w zastrzezeniu patentowym nr 1 patentu EP/PL 2730200;

Il. nakazanie pozwanej wycofania z obrotu, stanowigcych jego wtasnos¢ produktéw opisanych w pkt. I.;

Ill. nakazanie pozwanej zniszczenia na jego koszt, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
uprawomocnienia sie wyroku, stanowigcych jej wlasnos¢ produktéw opisanych w pkt. |. oraz wszelkich

materiatow reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych dotyczacych tych produktow;

ewentualnie nakazanie pozwanej zniszczenia na jej koszt, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
uprawomocnienia sie wyroku, stanowigcych wtasnos¢ pozwanej modutéw do wyciskania soku o cechach
technicznych wskazanych w zastrzezeniu patentowym nr 1 patentu EP/PL 2730200 opisanych w pkt. 1.,
w tym modutdéw do wyciskania soku zastosowanych w wyciskarkach do soku o nazwie handlowej
~VORTEX” model ,ACE-001", niezaleznie od wersji kolorystycznej oraz wszelkich materiatow

reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych, na ktérych uwidocznione sg te moduty;

IV. orzeczenie o podaniu informacji o wyroku do publicznej wiadomosci poprzez nakazanie pozwanej
opublikowania na jej koszt, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uprawomocnienia sie wyroku, na
okres 3 miesiecy, na gtdwnej stronie internetowej spotki znajdujgcej sie pod adresem www. (...)t.pl, w
kazdej z jej wersji jezykowych, bez jakichkolwiek dodatkowych elementow lub komentarzy, w sposob
widoczny bezposrednio po otwarciu tej strony, w centralnym miejscu, w czarnej ramce o szeroko$ci catej
widocznej czesci strony internetowej i wysokosci 74 catej strony internetowej, w taki sposob aby tekst byt
czytelny i widoczny przy przesuwaniu strony w gére i w dot, czarng nasycong czcionkg typu Times New
Roman nie mniejsza niz 14 punktéw na tle koloru biatego, informacji o orzeczeniu i tresci jak ponizej (po
wpisaniu daty i sygnatury): ,Wyrokiem z dnia [...] o sygn. akt [...] Sad Okregowy w Warszawie zakazat
A. sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku naruszania patentu EP/PL 2730200 pt. ,Modut do wyciskania soku
dla wyciskarki do sokow” poprzez zakazanie wytwarzania, uzywania, oferowania, wprowadzania do
obrotu lub importowania dla tych celéw wyciskarek do sokéw zawierajgcych modut do wyciskania soku o
cechach technicznych wskazanych w zastrzezeniu patentowym nr 1 patentu EP/PL 2730200, w tym
poprzez zakazanie Pozwanemu wytwarzania, uzywania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub
importowania dla tych celéw wyciskarek do sokéw o nazwie handlowej ,VORTEX” model ,ACE-001".
Wyrok jest prawomocny”; lub informacji o innej tresci i w innej formie, okreslonej przez sad stosownie do

okolicznosci sprawy;



V. zasgdzenie od pozwanej na rzecz powoddki kwoty 455.393,80 zt wraz z odsetkami ustawowymi za
opdznienie do dnia zaptaty od dnia 17 stycznia 2019 r. od kwoty 163 000 zt oraz od dnia 10 czerwca

2020 r. od kwoty 292 393,80 zt tytulem wydania bezpodstawnie uzyskanych korzy$ci;

VI. zasadzenie od pozwanej zwrotu kosztow postepowania obejmujgcych takze koszty postepowania
zabezpieczajacego w sprawie sygn. akt XXII GWo 40/18, w wysokosci wskazanej przepisem art. 226° §
2 k.p.c. z odsetkami ustawowymi za opdznienie liczonymi wg dwukrotnie podwyzszonej stopy
procentowej, za czas od 18 maja 2019 r. do dnia zaptaty. (pozew k.3-497, pismo z 14.12.2018 r. k.672-
682, ktérego odpis doreczono pozwanej 17.01.2019 r., pismo z 24.04.2020 r. k.1654-1676, ktérego

odpis doreczono pozwanej 10.06.2020 r., oswiadczenie zlozone na rozprawie 2.07.2020 r. k.1719-1721)

A. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Gdansku zazgdata oddalenia
powodztwa i zwrotu kosztdw procesu. Zaprzeczyla naruszeniu prawa wylgcznego N. Co., Ltd.
Zakwestionowata zasadno$¢ zgdanych przez powddke sankcji wnoszgc o nakazanie jej zapftaty
stosownej sumy pienieznej, na podstawie art. 287 ust. 3 p.w.p. w miejsce sankcji z art. 286 p.w.p.
Przyznata fakt zaimportowania i wprowadzania do obrotu wyciskarek do soku ,Vortex” ACE-001
przekonujac, ze dziatanie to nie byto zawinione, byto dokonane w dobrej wierze z zachowaniem
nalezytej starannosci. Wskazata, ze na fakturze dotyczgcej zakupu 525 wyciskarek widnieje data 4
listopada 2015 r. (k.543-545), podczas gdy o walidacji patentu europejskiego EP/PL 2730200 ogtoszono
w Wiadomosciach Urzedu Patentowego 31 marca 2016 r. Zarzucajgc nieprawidtowe okreslenie przez
powddke na 75.000 zt wartosci przedmiotu sporu wyjasnita, ze szacowany dochdd ze sprzedazy jednej

wyciskarki do soku (marza) wynosit (...) zt. (k.506-534)

W pismie procesowym datowanym na 10 pazdziernika 2018 r. pozwana przyznata, ze modut do
wyciskania soku zastosowany w wyciskarkach ,Vortex” ACE-001 posiada cechy techniczne wskazane w
zastrzezeniu nr 1. patentu europejskiego EP/PL 2730200, co czynito zbednym prowadzenie dowodu z

opinii biegtego na okolicznos¢ naruszenia. (k.663-664)

N. Co., Ltd. poparta zgdania pozwu sprzeciwiajgc sie¢ wnioskowi 0 zastosowanie wzgledem
pozwanej przepisu art. 287 ust. 3 p.w.p. Wskazata i przekonujgco argumentowata, ze naruszenie przez
spotke A. miato charakter zawiniony (tezy przeciwnej nie udowodniono). Pozwana dokonywata
sprzedazy spornych urzadzen po otrzymaniu 21 lipca 2017 r. przedsgdowego wezwania do zaniechania
naruszen, a oferowata je nawet po zastosowaniu przez sad wzgledem niej srodkéw tymczasowych.
Podniosta, Zze Zzadania zaniechania naruszen i zniszczenia naruszajgcych wytworéw nie sg
niewspoétmiernie dotkliwe, a ewentualne zasgdzenie od pozwanej stosownej sumy pienieznej nie
uwzgledniatoby w Zadnej mierze interesow powddki, ze wzgledu na: obnizenie atrakcyjnosci
oryginalnych urzgdzen, utrate klienteli, brak rekompensaty kosztéw zwigzanych ze stworzeniem
wynalazku, brak utozsamiania przez klientéw rozwigzania technicznego z uprawniong z patentu,
mozliwg utrate zaufania klientéw do rozwigzania zastosowanego w urzadzeniach nie-oryginalnych,
pogorszenie relacji handlowych powddki z jej dystrybutorami, ktérzy musieliby tolerowa¢ obecno$¢ na

rynku nieoryginalnych urzadzen. (replika k.553-643)



Sad ustalik:

N. Co., Ltd. z siedzibg w Daegu dziata na rynku od 1978 r. koncentrujgc sie na produkcji matych,
wyspecjalizowanych urzgdzeh uzytku domowego, w szczegdlnosci wykorzystywanych w kuchni, np.:
wyciskarek do sokéw, blenderéw, mikseréw i robotéw kuchennych. Jest jednym z piecdziesieciu
najszybciej rozwijajgcych sie przedsiebiorcow w K. . Sprzedawane pod markg KUVINGS produkty
powodki sg dostepne od wielu lat na $wiatowych rynkach, takze w Polsce. Sg one cenione przez
konsumentéow za wysokg jako$¢, design i tatwos¢ uzytkowania. Zdobyty wiele nagrod z dziedziny
wynalazczosci i konsumenckich, m.in.: zioty medal na Miedzynarodowych Targach (...) w G.w 2011 r.,
ztoty medal na targach w P. w 2011 r. za najlepszy wynalazek w kategorii gospodarstwa domowego,
rekomendacje Magazynu ,(...) w 2016 r. — wyrdznienie za najlepsze wyciskarki wolnoobrotowe na
rynku, zwyciestwo na targach (...) w N. w kategorii ,(...) oraz (...) wyréznienie ,(...) ” w latach 2014-
2017. Produktami, ktére osiggnety sukces rynkowy sg wyciskarki pozwalajgce na wycisniecie soku z
catych warzyw i owocow bez istotnej utraty ich wartosci odzywczych. Znalazty one uznanie ze wzgledu
na zaawansowanie technologiczne iinnowacyjnos¢é, w tym zastosowanie unikatowych, korzystnych
rozwigzan technicznych i mechanizmoéw. (dowdd: wydruki ze stron internetowych k.50-76) Rozwigzania
te sg chronione prawami wtasnosci intelektualnej, w tym patentami. Powddka ponosi naktady, czyni
wysitki zwigzane z badaniami i rozwojem nowych produktdw, opracowywaniem innowacyjnych techno-
logii. Skuteczna ochrona wtasnosci intelektualnej ma w jej dziatalnosci gospodarczej kluczowe znacze-

nie. (dowdd: wyciag z rejestru handlowego k.35-47, wydruki ze stron internetowych k.51-77, 570-583)

N. Co., Ltd. oraz Ji Tae Kim sg uprawnieni z patentu europejskiego EP/PL 2730200 na
wynalazek pt. ,Modut do wyciskania soku dla wyciskarki do sokéw” zgtoszony do ochrony 8 listopada
2013 r., z zastrzezeniem pierwszenstwa od 9 listopada i 18 grudnia 2012 r. O jego udzieleniu przez
Europejski Urzad Patentowy ogtoszono 2 wrzesnia 2015 r. Ochrona obejmujaca terytorium Polski trwa
do 8 listopada 2033 r. O walidacji patentu europejskiego ogtoszono w ,Wiadomosciach Urzedu
Patentowego” nr 2016/03 z 31 marca 2016 r. Zastrzezony patentem wynalazek stanowi udoskonalenie
znanych wczesniej wolnoobrotowych wyciskarek do sokow, polegajgce na innowacyjnej konstrukgji
elementéw wyciskajgcych, umozliwiajgcej sprawniejsze i efektywniejsze wydzielanie sokow z materiatu
wsadowego (np. owocow, warzyw). Wynalazek rozwigzuje problem wczesniejszego miazdzenia
materiatu wsadowego eliminujgc niewygodny i czasochtonny uprzedni proces krojenia lub ciecia
materiatu wsadowego wprowadzanego do wyciskarki celem pozyskania soku. Odpowiednia budowa i
uformowanie elementéw wyciskajacych zapewnia efektywne dociskanie imiazdzenie materiatu
wsadowego, a w efekcie wydajne pozyskiwanie soku. Wolnoobrotowe wyciskarki do sokéw znane
i dostepne na rynku w dacie zgtoszenia wynalazku wymagaty zazwyczaj wczesniejszego ciecia

materiatu lub jego dociskania do elementu tngco-rozdrabniajgcego.

Patent EP/PL 2730200 obejmuje jedno zastrzezenie patentowe niezalezne (wynalazek wtasci-
wy) i osiem zastrzezen zaleznych (dodatkowe warianty wynalazku wtasciwego), ktére okreslajg zakres
ochrony. Stosownie do zastrzezenia nr 1., przedmiotem wynalazku jest modut do wyciskania soku dla
wyciskarki do sokoéw zawierajgcy pojemnik uformowany z kré¢cem wylotowym soku, sito usytuowane
wewnatrz pojemnika, slimak usytuowany wewnatrz sita, aby wyciska¢ sok z materiatu wsadowego oraz
pokrywe potaczong z gérnym koncem pojemnika oraz uformowang z kro¢cem wsadowym, przez ktory

jest wktadany materiat wsadowy, przy czym modut do wyciskania soku zawiera:



- cze$¢ miazdzacg uformowang na gérnym koncu slimaka, ktéra zweza sie w kierunku do gory, przy
czym czes¢ miazdzaca ma ostrze miazdzgce uformowane na niej; oraz

- miazdzgcg czes¢ przetwarzajgcg potgczong z kréccem wsadowym oraz uformowang w spodzie
pokrywy, ktora jest wklesta w celu zmieszczenia czesci miazdzacej,

przy czym ostrze miazdzgce miazdzy wcze$niej materiat wsadowy wewnagtrz miazdzacej czesci
przetwarzajgcej,

Znamienny tym, ze wewnetrzna powierzchnia miazdzgcej czesci przetwarzajgcej zawiera miazdzgca
powierzchnie przetwarzajgcg uformowang tak, ze stopniowo zbliza sie do ostrza miazdzgcego w
kierunku, w ktorym ostrze miazdzace przebiega od kré¢éca wsadowego podczas dziatania,

a ponadto wewnetrzna powierzchnia miazdzacej czesci przetwarzajgcej zawiera powierzchnie prowa-
dzacg materialu wsadowego przebiegajacg od kré¢ca wsadowego oraz uformowang tak, ze jest
nachylona w strone osi srodkowej czesci miazdzgcej, przy czym powierzchnia prowadzgca materiatu
wsadowego prowadzi materiat wsadowy tak, ze boczna strona materialu wsadowego zaczyna byé¢
miazdzona przez ostrze miazdzgce. (dowdd: wycigg z rejestru patentowego i wydruk z bazy UPRP k.79-
81, dokument patentowy k.84-95, ttumaczenie k.97-118, ogtoszenie w WUP nr 2016/03 k.120-123)

A. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Gdansku prowadzi dziatalnos$¢
gospodarczg w zakresie transportu i spedycji miedzynarodowej. Oferuje ustugi miedzy-narodowego
i krajowego transportu drogowego, frachtu lotniczego, spedycji morskiej, dystrybucji i sktadowania
towaréw oraz agencji celnej. Zajmuje sie takze montowaniem i sprzedazg wyciskarek do sokéw, m.in.

oznaczonych nazwg handlowa ,Vortex” model ,ACE-001":
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oferowanych i wprowadzanych do obrotu za posrednictwem medidéw spotecznosciowych ((...)), poprzez

sklepy internetowe na stronach www. (...).com i www. (...).com, w serwisie aukcyjnym (...) i w sklepach

internetowych prowadzonych przez osoby trzecie:
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Dane firmy

ACE Forwarding sp. z 0.0.
Radiowa 302

80-298 Gdansk
REGON: 191974691
NIP: 957-07-60-853

Pozostate informacje

email: biuro@acetransport.pl
telefon: +48583423050

Filmy promocyjne dotyczgce tych wyciskarek byly dostepne réwniez w serwisie (...). (dowdd: odpis z

KRS k.208-214, print-screeny i wydruki ze stron internetowych k.216-428, 585-590, 596-642)

Dla potwierdzenia naruszenia patentu, w ramach tzw. zakupu kontrolowanego, powddka nabyta

w sklepie internetowym na stronie www. (...) com wyciskarke Vortex ACE-001: [


http://www.vortexpoland.com/
http://www.wyciskarki.com/

. Z zatgczonej do produktu ulotki i umieszczonych na nim oznaczen wynikato, ze

pozwana jest .bezposrednim producentem i dystrybutorem marki VORTEX":
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#.(dowdd: oswiadczenie k.430-431, paragon k.432, instrukcja obstugi,
ulotka, protokét zgtoszenia awarii, karta gwarancyjna k.433-456, fotografie k.458-463, dowdd rzeczowy)

Eksperci dr. hab. inz. M.B.i dr. inz. R.G.z Instytutu (...)Politechniki (...) stwierdzili, ze modut do
wyciskania w wyciskarce ,Vortex” ACE-001 realizuje wprost wszystkie cechy techniczne wskazane
w zastrzezeniu niezaleznym nr 1, co stanowi wkroczenie w sfere wytgcznosci uprawnionych z patentu
europejskiego EP/PL 2730200:

Przeprowadzona analiza por6wnawcza, pozwala jednoznacznie stwierdzi¢, iz zar6wno
rozwigzanie wg zastrzezenia 1 patentu PL/EP 2730200 jak i modul do wyciskania sokéw dia
wyciskarki do sokéw zastosowany w Urzadzeniu Vortex posiadaja tozsame elementy
sktadowe. Modut Urzadzenia Vortex zawiera bliZniaczy zestaw elementéw skladowych o
tozsamych do zastrzezonego rozwigzania cechach technicznych i funkcjonalnosciach.

Z geometrii poszczegblnych elementéw skiadowych konstrukcji, ich osadzenia i
realizowanej sekwencji ruchéw (ruch wirowy §limaka w specyficzne] geometrycznie
przestrzeni roboczej) wynikajacej z wirowania watu napgdowego silnika napgdowego
elektrycznego wynikaja jednakowe, dla urzadzenia objetego zakresem ochrony w
PL/EP 2730200 i Urzadzenia Vortex funkcjonalnosci, a co za tym idzie i cechy znamiennosci.

W ecfekcie wystepuje pelna zbieznosé tak czg¢dci skladowych, cech technicznych
jak i funkcii przez nie realizowanych oraz wynikajgcych z nich funkcjonalno$ci.



Po przeprowadzeniu analizy zastrzezenia patentowego niezaleznego nr 1 i zastrzezer
patentowych zaleznych nr 2 - nr 9 patentu PL/EP 2730200 i poréwnaniu tych cech z
odpowiednimi cechami Urzadzenia Vortex stwierdza sie, ze modul do wyciskania

Urzadzenia Vortex zawiera wszystkie cechy techniczne zastrzezone wskazane w
zastrzezeniach patentowych 1-9 patentu PL/EP 2730200.

Urzadzenie Vortex zawiera modul do wyciskania obejmujagcy kazdy element
techniczny wskazany wyraznie w zastrzezeniach patentowych PL/EP 2730200, a wymienione
elementy pelnig jednoczeénie tozsame funkcje z tymi ujawnionymi dla rozwigzania wg
PL/EP 2730200. Zaré6wno wynalazek wg patentu jak i Urzadzenie Vortex umozliwia
prowadzenie procesu miazdzenia materialu wsadowego w pokrywie oraz $limaku, aby
wyeliminowaé niewygodny proces uprzedniego krojenia albo ciecia materialu wsadowego
przed jego wlozeniem do wyciskarki do sokéw. Wskazana istota poréwnywanych rozwiazan
pozwala im w jednakowy spos6b realizowaé proces do ktérego sg przeznaczone.

W efekcie, stwierdza si¢ , Ze Urzadzenie Vortex wchodzi w zakres ochrony
patentowej wyznaczanej przez patent PL/EP 2730200,

FIG2
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FIG. 5
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Modut wyciskarki realizuje takze wszystkie cechy techniczne wymienione z osobna w kazdym z
zastrzezen zaleznych patentu EP/PL 2730200. (bezsporne — przyznanie przez pozwang k.663-664 — tak
tez opinia prywatna k.125-206)

12 lutego 2015 r. spotka A. zakupita ,na probe” 3 wyciskarki do sokow ,Vortex” model ACE-001.
24 sierpnia 2015 r. nabyfa kolejnych 150 wyciskarek za tgczng kwote (...)USD, a 4 listopada 2015 r. 525
zestawow wyciskarek i 30 zestawow czesci zamiennych do nich za tgczng kwote (...)USD. Nastepnie,
odpowiednio 21 grudnia 2015 r. i 4 kwietnia 2016 r. nabyta 75 wyciskarek za kwote (...) USD i 600
wyciskarek za kwote (...) USD. (dowod: faktury VAT k.543-544, 1582-1585,1587 - okolicznos¢
przyznana przez pozwang k.1080) Zgodnie ze zlozong do akt dokumentacja, pozwana nabyta fgcznie
1353 wyciskarki do sokéw ,Vortex” ACE-001.

26 pazdziernika 2015 r. pozwana zawarta na czas nieokreslony, od 2 listopada 2015 r., umowe
najmu punktu sprzedazy w Galerii (...) w G. , gdzie oferowata i sprzedawata sporne wyciskarki.
Zatrudniata w tym celu sprzedawcéw. (dowdd: sprawozdanie zarzgdu z dziatalnosci spotki za rok
obrotowy 2015 k.1137, umowa najmu k.1012-1015, umowa o prace k.1019, oSwiadczenie M.T.k.1372)

Od 15 marca 2016 r. do 29 wrzesnia 2017 r. pozwana sprzedata: 809 wyciskarek Vortex A.P., w
okresie od 25 kwietnia 2017 r. do 17 sierpnia 2017 r. 179 wyciskarek A.K., a w okresie od 14 kwietnia
2016 r. do 16 marca 2018 r. 60 wyciskarek innym osobom. (dowdd: opinia biegtego k.1286-1342) 3
wyciskarki sprzedata M.T.: 24 lutego 2016 r. za cene (...) zt netto, 15 lipca 2016 r. za cene (...) zt netto i
18 stycznia 2018 r. za cene (...) zt netto. Sprzedata takze jedng wyciskarke na podstawie paragonu nr
(...) za cene (...) zt netto. (dowdd: rejestr zakupow VAT k.1373-1374, paragon k.922). Zgodnie ze
ztozong do akt dokumentacja, pozwana sprzedata tacznie 1052 wyciskarki. Spotka A. wprowadzata do
obrotu sporne wyciskarki co najmniej do 13 lipca 2018 r. (dowdd: faktura VAT z 16.03.2018 r. k.1090,
wydruk z portalu (...) k.1138, oswiadczenie M.T. k.1372, protokét zajecia ruchomosci k.482-487)

13 lipca 2018 r. w sprawie sygn. akt Km (...) Komornik Sgdowy przy Sadzie Rejonowym w W.
zajat w siedzibie pozwanej: 228 kompletnych zestawdw wyciskarek do sokéw ,Vortex” model ACE-001,
46 wyciskarek zdekompletowanych oraz 11 wyciskarek zdekompletowanych i uzywanych. Pozwana

zgtosita zastrzezenia do sposobu ustalenia liczby kompletnych zestawdw wyciskarek wskazujgc, ze
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tacznie w jej siedzibie znajdowaty sie jedynie 172 komplety. (dowdd: protokét zajecia ruchomosci k.482-
491, okoliczno$¢ bezsporna k.507-508)

Przedstawiony wyzej stan faktyczny ustalony zostat przez Sad na podstawie zaoferowa-
nych mu dowodéw z dokumentéw i wydrukéw ze stron internetowych, fotografii i dowodu rzeczowego,
ktére — co do ich autentycznosci - nie byty przez strony wzajemnie kwestionowane. Wynika z nich w
sposéb niewatpliwy prawo N. Co., Ltd. i Ji Tae Kim z patentu europejskiego EP/PL 2730200 na
wynalazek pt. ,Modut do wyciskania soku dla wyciskarki do sokéw” zgtoszony w EPO w dniu 8 listopada
2013 r. Jego wykorzystanie w urzgdzeniach oferowanych i wprowadzanych do obrotu przez powddke
nie jest sporne, pozwana nie podwazata takze znaczenia gospodarczego jakie objete wynalazkiem
rozwigzanie techniczne ma dla N. Co., Ltd. Przyznata zastosowanie wynalazku - bez zgody wiascicieli
patentu — w wyciskarce do sokéw ,Vortex” model ACE-001, kiére importowata z C., montowata,

oferowata i wprowadzata do obrotu na terytorium Polski.

Zgodnie z obowigzujgcymi w dacie ztozenia pozwu przepisami art. 207 i art. 217 k.p.c., N. Co.,
Ltd. powinna byta w pozwie przedstawi¢ twierdzenia i dowody na poparcie dochodzonych roszczen. W
sytuacji zgtaszania kolejnych, w zwigzku z dokonywanymi zmianami przedmiotowymi powddztwa,
kazdorazowo otwierat sie dla niej (w zakresie zmienionego powddztwa) termin z art. 207 § 6 k.p.c.
Spdtka A. powinna byla natomiast przedstawiaé twierdzenia i dowody w odpowiedzi na pozew i kazdg
kolejng zmiane powddztwa. Za dopuszczalne Sad uznat sktadane w toku procesu wnioski dowodowe
zmierzajgce do przeprowadzenia prawidiowo zawnioskowanej przez powddke (po cofnieciu przez
pozwang oswiadczenia o wielkosci sprzedazy naruszajgcych produktéw i wysokosci uzyskanych z niej
korzysci) opinii bieglego z zakresu rachunkowosci. By prawidtowo przeprowadzi¢ ten dowdd, Sad
akceptowat uzupetnianie przez pozwang przez wiele miesiecy dokumentéw finansowych (od sierpnia
2018 r. do 28 stycznia 2020 r. k.1571, 1572), cho¢ ostatecznie okazato sie, ze bieglemu nie

udostepniono kompletnej dokumentacji przedsiebiorstwa spotki A..

Sad pomingt natomiast twierdzenia i oddalit wnioski dowodowe zgtoszone w toku poste-
powania bez uprawdopodobnienia, Ze zaistniata ktéras z przyczyn wskazanych w art. 207 § 6i art. 217 §
2 k.p.c., a takze te powotywane na okolicznosci bezsporne (zeznania swiadka K. K., opinia biegtego z
zakresu mechaniki i/lub budowy maszyn) lub niemajgce istotnego znaczenia dla rozstrzygniecia sprawy
w rozumieniu art. 227 k.p.c. Za podlegajgce pominigciu jako spdznione Sad uznat w szczegdlnosci
wnioski pozwanej dotyczgce dowodu z opinii biegtego na okoliczno$¢ mozliwosci rozmontowania
wyciskarki do sokéw uzasadniajgcej ograniczenie zniszczenia wylgcznie do modutu naruszajgcego
patent. Wniosek taki nie byt zZtozony w odpowiedzi na pozew (str. 6), ale dopiero w piSmie procesowym z
10.10.2018 r. bez wyjasnienia zwigzku z dochodzonym w pkt. 1ll. roszczeniem. (k.661-662) Pozwana nie
odniosta sie do niego po zmianie przedmiotowej powddztwa przez zgtoszenie roszczenia ewentualnego.
Formalny zarzut wraz z wnioskiem dowodowym ponowiony zostat dopiero przed zamknigciem rozprawy
w pismie z 24 maja 2020 r. (k.1691-1694) Jako spoznione pominiete byC musiaty takze twierdzenia i

dowody zgtoszone przez pozwang w pismach z 29 i 30 czerwca 2020 r. (k.1722-1743)

Sad zwazyt:
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Stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasno$ci przemystowej, przez
uzyskanie patentu nabywa sie prawo wytgcznego korzystania z wynalazku w sposdb zarobkowy lub
zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres przedmiotowy patentu okredlajg
zastrzezenia patentowe, zawarte w opisie patentowym, natomiast opis wynalazku i rysunki mogg stuzy¢
do wyktadni zastrzezen patentowych. W orzecznictwie wskazuje sie przy tym, ze dla przyjecia narusze-
nia patentu wystarczy ustalenie, ze sporne rozwigzanie wchodzi w zakres ktéregokolwiek z zastrzezen
niezaleznych patentu, ktére przedstawiajg ogét cech zgtaszanego wynalazku, podczas gdy zastrzezenia
zalezne stanowig warianty wynalazku lub stuzg jedynie do sprecyzowania cech wymienionych w

zastrzezeniu niezaleznym (art. 33 ust. 4 p.w.p.).

Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 1 ustawy z 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich
zgtoszen patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. z
16.12.2015 r.), przez uzyskanie patentu europejskiego, w ktorym Polska zostata wyznaczona jako kraj
ochrony, nabywa sie, takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie ustawy Prawo
wlasnosci przemystowej. By walidowaé patent europejski na terytorium Polski, wiasciciel patentu euro-
pejskiego obowigzany jest ztozy¢ w Urzedzie Patentowym jego ttumaczenie na jezyk polski w terminie
trzech miesiecy od daty opublikowania przez Europejski Urzad Patentowy informacji o udzieleniu
patentu (art. 6 ust. 2). Wspodtwiasciciel patentu moze, bez zgody pozostatych, korzysta¢ z wynalazku we

wiasnym zakresie i dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z naruszenia patentu. (art. 72 ust 1 p.w.p.)

Do kazdego zgtoszenia opublikowanego w sposéb okreslony w Konwengcji o udzielaniu patentow
sporzgdzonej w Monachium 5 pazdziernika 1973 r., to jest zgodnie z jej art. 93, stosuje sie odpowiednio
przepisy art. 25 ust. 3, art. 26 ust. 2, art. 287, a takze art. 288 p.w.p. wskazujgcy chwile, od ktérej mozna
dochodzi¢ roszczen z tytutu naruszenia, a takze okres, za ktéry roszczenia mogg by¢ dochodzone (art. 4
ust. 1 cyt. ustawy). (por. Aurelia Nowicka [w:] System Prawa Prywatnego. Tom 14A Prawo wiasnosci
przemystowej pod redakcjg R. Skubisza. Wydawnictwo C.H Beck 2012 s.178-179) Wbrew zastrzeze-
niom pozwanej, N. Co., Ltd. moze zatem dochodzi¢, wzgledem sprawcy dziatajgcego w dobrej wierze,
roszczen z tytutu naruszenia patentu za okres rozpoczynajgcy sie po dniu, w ktérym Europejski Urzad

Patentowy dokonat ogtoszenia o0 zgtoszeniu wynalazku objetego patentem EP/PL 2730200. (art. 288 ust.
2 p.w.p.)

Przepis art. 287 ust. 1 p.w.p. stanowi, ze uprawniony, ktérego patent zostat naruszony, moze
zgdac zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego
naruszenia réwniez naprawienia wyrzadzonej szkody na zasadach ogdlnych albo poprzez zaptate sumy
pienieznej w wysokosci odpowiadajgcej optacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia.
Okreslony w art. 66 p.w.p., negatywny zakres ochrony patentowej jest unormowany w sposéb
wyczerpujacy, a katalog zadan uprawnionego ma charakter zamkniety. Z art. 66 w zw. z art. 287 ust. 1
p.w.p. wynika konstrukcja roszczenia zakazowego, w ktérym uprawniony moze zgdac zaniechania
naruszen w postaci: wytwarzania, uzywania, oferowania, wprowadzania do obrotu, przechowywania lub
sktadowania produktéw bedacych przedmiotem wynalazku, eksportowania lub importowania ich do tych
celéw, lub stosowania sposobu bedgcego przedmiotem wynalazku, jak tez uzywana, oferowania,
wprowadzania do obrotu, przechowywania lub sktadowania produktéw otrzymanych bezposrednio takim

sposobem, eksportowania lub importowania ich do tych celow.
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Sad, rozstrzygajgc o naruszeniu patentu, moze orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do
publicznej wiadomosci czesci albo catosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie
okredlonym. (art. 287 ust. 2 p.w.p.) Zgodnie natomiast z art. 286 p.w.p., moze on orzec na wniosek
uprawnionego o bedacych wiasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych
wytworach oraz $rodkach i materiatach, ktoére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia.
W szczegoélnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzonej

na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu.

Z zaoferowanego materiatu dowodowego wynika w sposéb niewatpliwy wspétuprawnienie N.
Co., Ltd. do uzywania na terytorium Polski chronionego patentem europejskim EP/PL 2730200 do 2033
r. wynalazku pt. ,Modut do wyciskania soku dla wyciskarki do sokéw”. Nie-kwestionowana przez
pozwana, ktora ostatecznie przyznata fakt naruszenia, ekspertyza techniczna przekonuje o stusznosci
zarzutu naruszenia prawa wytacznego przez spotke A. , wyciskarka do sokéw oferowana i wprowadzana
do obrotu pod nazwa handlowg ,Vortex” model ,ACE-001" realizuje bowiem zastrzezenie niezalezne nr
1.

Przedmiot sporu stanowit zakres sankcji naruszenia zadanych przez N. Co., Ltd., w
szczegolnosci wielkosé podlegajagcych zwrotowi korzysci uzyskanych przez spétke A. ze

sprzedazy wyciskarek do sokéw ,,Vortex” model ,,ACE-001":

Zwazywszy, ze pozwana przyznata fakt importowania, wytwarzania, oferowania, reklamowania i
wprowadzania do obrotu wyciskarek do sokéw z modutem do wyciskania naruszajgcym prawo powodki
Z patentu na wynalazek chroniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej patentem EP/PL 2730200,
Sad uznat za stuszne roszczenie zakazowe objete pkt. . pozwu. Dla zasgdzenia zakazu na przyszios¢
nie ma znaczenia deklaracja pozwanej ani faktyczne zaniechanie przez nig naruszen, istnieje bowiem
realna grozba, ze po zakonczeniu postepowania i upadku zabezpieczenia, kitdry nastgpitby po
prawomocnym oddaleniu w tej czesci powddztwa, spétka A. mogtaby ponownie dopuszczac sie
naruszen. Wskazuje na to postawa pozwanej w procesie: kwestionowanie naruszenia, nierespektowanie
tymczasowych zakazow sadowych oraz prowadzenie dziatalnosci gospodarczej w zakresie

umozliwiajgcym jej korzystanie z wynalazku w przysztosci. (art. 287 ust. 1 p.w.p.)

Sad uznat za zasadne zgdania powddki usuniecia skutkow dokonanych juz naruszeh w zakresie
wycofania z obrotu naruszajgcych produktéow (pkt Il. pozwu) oraz zniszczenia modutéw do wyciskania
zastosowanych w wyciskarkach do sokéw ,Vortex” model ,ACE-001" (zadanie ewentualne z pkt. Ill.
pozwu) W przekonaniu Sadu zniszczenie ograniczone do naruszajgcych elementdéw urzgdzenia miesci
sie w zakresie okreslonym przepisem art. 286 p.w.p., jest adekwatne do naruszenia i nie obejmuje
elementéw obudowy, co do ktérych powddka nie dysponuje prawami wytgcznymi. Brak natomiast
podstaw do uwzglednienia wniosku pozwanej o nakazanie jej zaptacenia powédce stosownej
sumy pienieznej. Nalezy wyjasnic¢, ze przepis art. 287 ust. 3 p.w.p. przyznaje sadowi uprawnienie do
decydowania o zastosowaniu takiej wiasnie sankcji naruszenia. W praktyce zalezy to od wykazania
przez pozwanego, ze zaniechanie naruszania lub orzeczenie, o ktérym mowa w art. 286 bylyby dla

niego niewspodtmiernie dotkliwe, czemu w tym postepowaniu spétka A. nie sprostata. Nie tylko nie

przedstawita dowoddéw umozliwiajgcych ustalenie faktycznego zakresu naruszenia, ale nawet nie
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wyjasnita, z jakich przyczyn Sad powinien umozliwi¢ jej dalsze korzystanie z wynalazku powodki, takze
w tym zakresie w jakim wyciskarki do sokéw ,Vortex” model ,ACE-001" znajdujg sie w obrocie. Sad
podziela przy tym przedstawione wyzej stanowisko powddki wskazujgcej na to, ze zastosowanie art. 287

ust. 3 p.w.p. bytoby istotnie sprzeczne z jej interesami gospodarczymi.

W ocenie Sadu zadanie z pkt. IV. pozwu zastuguje na uwzglednienie, jest bowiem w petni
adekwatne do sposobu i zakresu dziatania pozwanej naruszajgcej przez diugi czas, w istocie na catym
terytorium objetym ochrong, prawo z patentu na wynalazek. Opublikowanie syntetycznie przedstawionej
sentencji wyroku na stronie internetowej wykorzystywanej przez pozwang w zwigzku z prowadzeniem
dziatalnosci gospodarczej, w ramach ktérej dokonywano naruszen, umozliwi kontrahentom i nabywcom
naruszajgcych urzadzen zapoznanie sie z oceng dokonang przez sad oraz zastosowanymi przezen
sankcjami naruszenia. Ze swej strony spotka A. w zaden sposéb nie odniosta sie do zasadnosci tego
roszczenia, nie przedstawita argumentéw mogacych przekonaé¢ Sad o tym, ze w konkretnych

okolicznosciach niniejszej sprawy istniejg podstawy do jego oddalenia w catosci lub w czesci.

Roszczenie o podanie do publicznej wiadomosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, jako
roszczenie o charakterze majatkowym, uzaleznione jest od spetnienia dwéch przestanek. Po pierwsze
niezbednym jest stwierdzenie naruszenia prawa wytgcznego, za$ po drugie wykazanie celowosci za-
stosowania omawianej instytucji w realiach faktycznych sprawy. Jak trafnie przyjmuje sie w doktrynie i w
orzecznictwie, srodek ten petni zaréwno funkcje informacyjng, wychowawczg, jak i kompensacyjng, nie
moze by¢ natomiast utozsamiany z formg represji wobec przedsiebiorcy dopuszczajgcego sie

naruszenia. (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z 25.05.2012 r., | CSK 498/11)

W wydanym na gruncie art. 18 ust. 1 pkt 3 wyroku z 17.05.2013 r. (I CSK 499/12) Sad
Najwyzszy stusznie wskazat: Przewidziane w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy, roszczenie i uwzgledniajgce je
orzeczenie sgdu, czyni zado$¢ pokrzywdzonemu czynami nieuczciwej konkurencji, petni funkcje
kompensacyjng, a takze wychowawczg i prewencyjng. Roszczenie o publikacje wyroku ma znaczenie
dla przedsiebiorcy, ktorego prawa naruszono czynami nhieuczciwej konkurencji, gdyz umozliwia bez-
posrednio poinformowanie opinii publicznej (klientéw) o naruszeniu praw i intereséw pokrzywdzonego

oraz o zakresie, zastosowanych wobec sprawcy, sankcji, wynikajgcych z sentencji wyroku.

Orzekajgc na podstawie art. 287 ust. 2 p.w.p sad powinien stosowaC zasade proporcjonal-
nosci. Przy zasgdzeniu roszczenia publikacyjnego nalezy kierowac sie zakresem niedozwolonych
dziatai naruszyciela. Sgd powinien zwtaszcza wzig¢ pod uwage, czy mialy one migjsce na terytorium
catego kraju, czy tylko jego czesci, czy dotyczyty klienteli w catosci, czy tylko jakiej$ jej czesci, czy skutki
naruszenia dotknety konsumentow, jak dfugo trwat stan naruszenia oraz jakie byty dalsze konsekwencje
naruszenia, np. czy doszto do utraty pozycji na rynku. (R. Skubisz Prawo wtasnosci przemystowe;j.

System Prawa Prywatnego. Tom 14B, Rozdziat L, strona 144, Nb 129)

Odnosnie do zgdania zwrotu nienaleznie uzyskanych przez pozwang korzysci:

Zgodnie z przepisem art. 287 ust. 1 p.w.p., uprawniony z patentu na wynalazek, ktérego prawo
zostato naruszone moze zgadaé wydania bezpodstawnie uzyskanych przez naruszajgcego korzysci.
Roszczenie to ma charakter penalno-kompensacyjny. Pomimo podobiehAstwa terminologii nie jest

tozsame z bezpodstawnym wzbogaceniem regulowanym w art. 405 i nast. k.c. Jest tez niezalezne od
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poniesienia przez uprawnionego szkody. (por. wyrok Sadu Najwyzszego z 24.10.2007 r., IV CSK
203/07) O uwzglednieniu roszczenia decydowac bedzie stwierdzenie, ze — w efekcie bezprawnego
uzywania wynalazku, znaku towarowego, wzoru uzytkowego lub przemysfowego - pozwany uzyskat
korzy$¢ (w rozumieniu przychodu, a nie dochodu). (por. Andrzej Szewc Naruszenie witasnosci
przemystowej. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2003 s.187-192) Z tego rodzaju roszczeniem mozna
wystgpi¢ niezaleznie od zawinienia naruszenia, dobrej lub ztej wiary naruszyciela. (por. Ewa Nowinska,
Krystyna Szczepanowska-Koztowska (red.), Witasno$¢ przemystowa i jej ochrona, LexisNexis 2014,
rozdziat IX, pkt 4 oraz Tomasz Demendecki (red.), Prawo wtasnosci przemystowej. Komentarz, 2015,
LEX komentarz do art. 287, pkt 9)

Sposadb obliczenia korzysci, o ktérych mowa w art. 287 ust. 11 w art. 296 ust. 1 p.w.p. wywotuje
spory doktrynalne. Co do zasady, ich podstawe stanowi zawsze przychdd uzyskany przez naruszyciela,
sporne jest natomiast odliczanie poniesionych na jego uzyskanie kosztow i ich wysoko$¢. Wg
zwolennikdw penalnego charakteru obowigzku zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzysci, kosztow w
ogole sie nie odlicza. Przeciwne stanowisko dopuszcza pomniejszenie ich o koszty, ktdérych poniesienie
— przy racjonalnie podejmowanych dziataniach — bytoby w kazdym wypadku konieczne. Mozna wiec
przyja¢, ze bezpodstawnie uzyskane korzysci to — co do zasady - zysk osiggniety w wyniku
bezprawnego naruszenia stanowigcy réznice pomiedzy przychodem, a uzasadnionymi kosztami jego
uzyskania. Wielkosci te muszg pozostawaé w zwigzku przyczynowym z naruszeniem patentu. O ile
obowigzkiem powoda jest udowodnienie rozmiaru przychodu, to wykazanie okolicznosci zmniejszajg-
cych go (poniesienia wydatkéw rzeczowych, osobowych i podatkowych zwigzanych bezposrednio lub
posrednio z przychodami) obcigza pozwanego, zgodnie z regutg rozktadu ciezaru dowodu wyrazong w
art. 6 k.c. (por. wyrok Sgdu Najwyzszego z 7.12.2017 r., V CSK 174/17, Anna Tischner, Odpowiedzial-
nos¢ majgtkowa za naruszenie prawa do znaku towarowego, Warszawa 2008, str.223; Michat du Vall
[w:] Ewa Nowinska, Urszula Prominska, Michat du Vall, Prawo wtasnosci przemystowej, Warszawa
2005, str. 157)

Sadowi znany jest wyrazany w doktrynie i akceptowany przez orzecznictwo poglad, ze
wysokos¢ korzysci moze odpowiadaé wartosci optaty licencyjnej jakg za korzystanie z prawa wytgczne-
go powinien uisci¢ pozwany. Jest to jednak tylko jeden ze sposobow okreslenia wysokosci roszczenia z
art. 287 ust. 1 p.w.p., znajdujgcy zastosowanie w sytuacji, gdy naruszyciel korzystajac z wynalazku nie
uzyskiwat Zzadnego realnego przychodu (lub zysku) np. z wprowadzania do obrotu produktow
naruszajgcych prawo z patentu na wynalazek. Nie ulega watpliwo$ci, Zze wéwczas korzys¢ sprowadzata
sie do nieuiszczonej uprawnionemu (zaoszczedzonej) optaty licencyjnej. (por. Maciej Kubiak, Arkadiusz
Michalak, Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2016, komentarz do art. 287, pkt V.8,

Pawet Podrecki, Srodki ochrony praw wiasnosci intelektualnej, LexisNexis 2010, rozdziat V, pkt 2.1)

Odpowiadajgc na pozew spoétka A. przyznata fakt nabycia 525 wyciskarek do sokéw ,Vortex” z
elementem wyciskania soku naruszajgcym prawo z patentu na wynalazek pt. ,Modut do wyciskania soku
dla wyciskarki do sokéw” chroniony na terytorium Polski patentem europejskim EP/PL 2730200 do 2033
r. Stwierdzita, ze ze sprzedazy urzadzenia uzyskiwata marze w wysokosci (...)zt. (k.506-512) Na tym —
niekwestionowanym co do zgodnosci z rzeczywistym stanem rzeczy - oswiadczeniu oparte zostato
roszczenie N. Co., Ltd. o zaptate kwoty 163.000 z, liczonej jako wynik mnozenia wskazanej przez

pozwang marzy z liczbg 326 sztuk sprzedanych wyciskarek. (525+30 wyciskarek zakupionych na czesci
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— zajete przez komornika: 172 komplety i 57 zdekompletowanych urzadzen). (k.672-682) Powoddka nie
zgtosita przy tym Zzadnych wnioskéw dowodowych opierajgc zgtoszone roszczenie na twierdzeniach i
dowodach, na ktére powotywata sie sama pozwana.

W odpowiedzi na rozszerzone powodztwo, w piSmie procesowym datowanym na 31 stycznia
2019 r. spotka A. cofneta oswiadczenie dotyczgce marzy uzyskiwanej ze sprzedazy wyciskarki do sokow
Vortex w kwocie (...) zt. Ztozyta dokumenty ksiegowe majgce potwierdzac, ze poniosta wydatki zwigzane
ze sprzedazg spornych urzadzen w wysokosci (...) zt oraz koszty osobowe w kwotach (...) zti (...) zh
(k.723-726) W pismie datowanym na 18 kwietnia 2019 r. przedstawita dalsze dokumenty i oswiadczyla,
ze jej przychod ze sprzedazy wyniost (...) zt. (k.895-896) Kwestionujgc ich zwigzek z naruszeniem i
kompletno$¢ dokumentacji powddka wniosta o zobowigzanie spotki A. do przedstawienia dokumentéw i
o dopuszczenie dowodu z opinii biegtego. (pismo procesowe z 4.03.2019 r. k.882-885) W pismie
datowanym na 17.05.2019 r. pozwana przedstawita kolejne rozliczenie, z ktdérego wynikato, ze
prowadzgc dziatalnos¢ zwigzang ze sprzedazg spornych wyciskarek poniosta wrecz strate w kwocie
(...)zt. (k.1079-1080) Wskazujgc na niekompletnos¢ dokumentacji i nierzetelnos¢ jej przedstawienia
przez pozwang powodka zazgdata zobowigzania spdtki A. do przedstawienia okreslonych dokumentéw
oraz zwrocenia sie do kontrahentéw pozwanej i do Krajowej Administracji Skarbowej o ztozenie

dokumentow ksiegowych nabycia spornych wyciskarek. (pismo procesowe z 12.06.2019 r. k.1126-1135)

Na rozprawie 26 kwietnia 2019 r. petnomocnik pozwanej zostat zobowigzany do ztozenia w
terminie do 20 maja 2020 r. pisma zawierajgcego rozliczenie zakupu i sprzedazy spornych urzadzen
wraz z kompletem dokumentow ksiegowych. (k.1072-1074)

Pozyskane tg drogg dowody zostaty udostepnione biegtemu G.S., ktoéry w pismie z 27 wrzesnia
2019 r. wskazat na brakujgce dokumenty konieczne do wydania zleconej opinii (k.1226). Pomimo jej
kilkakrotnego zobowigzania, pozwana nie przedstawita dokumentéw, na ktére wskazywat. Pisma
procesowe zawierajgce polemike z biegtym, Zzagdania wyjasnien, bez zadnych konkretnych twierdzen i
dowodow (1344-1345, 1352), w kohcu wnioski o przedtuzenie terminu do uzupetnienia dokumentac;ji
(o$wiadczenie na rozprawie z 13.01.2020 r. k.1571-1573), nalezato uzna¢ za zmierzajgce jedynie do
przedtuzenia postepowania, skoro zaden ze wskazanych przez biegtego dokumentéw nie zostat mu

ostatecznie przez pozwang dostarczony.

Stosownie do przepisu art. 232 k.p.c., strona zobowigzana jest zgtasza¢ wnioski dowodowe. Ma
takze obowigzek dawa¢ wyjasnienia co do okolicznosci sprawy zgodnie z prawdg i przedstawia¢ dowody
(art. 3 k.p.c.). Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obcigzajg strone, ktéra nie dopetnita
cigzgcego na niej obowigzku. (wyrok Sadu Najwyzszego z 15.07.1999 r., | CKN 415/99) Samo
twierdzenie strony nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczgce istotnej dla sprawy okolicznosci (art.
227 k.p.c.) powinno by¢ udowodnione przez strone je zgtaszajgca. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.c.) (wyrok
Sadu Najwyzszego z 22.11.2001 r., | PKN 660/00)

Naruszajgce powotane przepisy, niczym nieusprawiedliwione zaniechanie pozwanej wykonania
zobowigzania Sgdu uniemozliwito biegtemu doktadne okreslenie wysokosci korzysci faktycznie uzyska-
nych z naruszenia przez spétke A.. Sad zgadza sie z analiza przedstawiong przez petnomocnikéw

powoddki, z ktorej wynika, ze niezlozenie dokumentéow stuzyto ich celowemu zatajeniu, by ukry¢
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wysokosé zaimportowanych i odsprzedanych wyciskarek do soku. Z wieloletniego doswiadczenia Sgdu
w orzekaniu w tego rodzaju sprawach wynika, ze przedsiebiorcy prowadzgcy dziatalnos¢ gospodarczg
dysponujg kompletng dokumentacjg ksiegowg transakcji zakupdw i sprzedazy oraz dowodami przyjecia
towaru do magazynu i wydania z niego towaréw. Ustalenie doktadnych danych transakcyjnych nie
stanowi, przy prawidtowo dziatajgcym przedsiebiorstwie, problemu. Spory dotyczyty czasem rozliczenia

kosztow uzyskania przychodow, ale nie ich okreslenia.

Sad celowo zlecit opracowanie opinii bieglemu z G. , by utatwi¢ mu dostep do dokumentaciji
przedsiebiorstwa pozwanej, tymczasem spdétka A. nie tylko nie wydata dokumentéw wskazanych przez
biegtego jako konieczne, ale tez nie zgodzita sie udostepni¢ mu ich w siedzibie przedsiebiorstwa.
(o$wiadczenie petnomocnika na rozprawie 17.06.2019 r. k.1142-1144) Jej dziatanie Sad uznat za
stwarzanie przeszkdd w przeprowadzeniu dowodu naruszajgce dobry obyczaj procesowy, o ktérym
mowa w art. 4* k.p.c. (protokét rozprawy z 13.01.2020 r. k.1571-1573) Dodatkowy problem stanowita
niewiarygodnos¢ czesto zmienianych twierdzen pozwanej i wycofywanie przez nig ztozonych uprzednio
oswiadczen. Za stuszne nalezy uznaé zastrzezenia i watpliwosci zgtoszone przez powddke w pismach

procesowych z 12 czerwca, 21 pazdziernika 2019 r. oraz z 24 kwietnia 2020 r.

Podsumowujgc nalezy stwierdzi¢, ze — wbrew nakazom wynikajgcym z przepisow art. 3 i art.
248 k.p.c. oraz zobowigzaniu przez Sgd pozwana nie wskazata wielkosci importu i cen uzyskanych ze
sprzedazy ani nie ztozyta dokumentow ksiegowych. Co wiecej, w toku postepowania sktadata sprzeczne
o$wiadczenia, co wywotato konieczno$¢ poszukiwania dowodow sprzedazy u o0soéb trzecich
(kontrahentéw spotki A. ) i zwrdcenia sie do Krajowej Administracji Skarbowej (ostatecznie jej informacje
nie byly one dostepne). Koncentrowata sie na wykazywaniu kosztow poniesionych w zwigzku z
prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej nie zwazajgc na to, czy mialy one jakikolwiek zwigzek z
naruszeniem. Tymczasem z okolicznosci sprawy wynika, ze montaz i sprzedaz naruszajgcych
wyciskarek do sokoéw nie byly jedynym przedmiotem dziatalnosci gospodarczej pozwanej spotki. Nie
mozna wigzac¢ z naruszeniem kosztow ogolnych ani tych, ktdre odnosity sie do $wiadczenia innych ustug
niz bedace korzystaniem z wynalazku chronionego patentem na rzecz powddki. W konsekwencji,
niczym nieusprawiedliwione zaniechanie pozwanej uniemozliwito opracowanie przez biegtego opinii,
ktéra w tego rodzaju sprawach stanowi podstawowy dowdd weryfikacji stusznosci roszczen pienieznych
(lub jej braku).

Zdaniem Sagdu pozwana nie moze by¢ premiowana za postepowanie naruszajgce przepisy
procesowe i dobry obyczaj sgdowy. W sytuacji, w ktdérej nie jest mozliwe oparcie sie na majgcej
charakter szacunkowy i kwestionowanej (z réznych przyczyn) przez obydwie strony opinii, ze wzgledu
na niekompletng dokumentacje zakupu i sprzedazy (oswiadczenie biegtego w opinii uzupetniajgcej
k.1625), ktdrg udato sie zgromadzi¢, Sad uznatl za zasadny wniosek powédki o ustalenie wysokosci
korzysci na zasadzie art. 322 k.p.c. Jako podstawe obliczen Sad przyjgt dane wynikajgce z opinii
biegtego oraz dokumentéw ztozonych przez pozwang i jej kontrahentéw. Sad podzielit przekonanie
powddki, ze sprzedaz spornych wyciskarek trwata dtuzej niz deklaruje to pozwana i miata wiekszy
wymiar. Zasadne byto, by w okoliczno$ciach sprawy okresli¢ $redni poziom sprzedazy i przyjaé, ze
trwata ona od 2 listopada 2015 r. do 12 lipca 2018 r. Koszty uzyskania przychodu nalezato uwzglednic
wylgcznie w udokumentowanym zakresie faktycznie poniesionych wydatkow zwigzanych bezposrednio z

nabyciem, oferowaniem i wprowadzaniem do obrotu spornych wyciskarek do sokoéw.
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Art. 322 k.p.c. w brzmieniu obowigzujgcym w tym postepowaniu stosuje sie wylgcznie wow-

czas, gdy sad uzna, ze sciste udowodnienie wysokosci zgdania jest niemozliwe lub nader utrudnione. W

tych przypadkach sad moze w wyroku zasadzi¢ odpowiednig sume wedlug swej oceny opartej na
rozwazeniu wszystkich okolicznosci sprawy. Zgodnie z poglgdami orzecznictwa, moze to by¢ uzasad-
nione szczegolnymi utrudnieniami w Scistym udowodnieniu wysokosci roszczenia spowodowanymi
nieprzedstawieniem przez pozwanego niezbednych do tego dowodoéw. (por. wyrok Sgdu Apelacyjnego
w Warszawie z 7.06.2013 r., | ACa 1445/12; wyrok Sgdu Najwyzszego z 24.10.2007 r., IV CSK 203/07)

Pozwana, pomimo wielokrotnie naktadanego na nig zobowigzania, nie ujawnita kompletu
dokumentéw potwierdzajgcych catkowitg liczbe wyciskarek wprowadzonych na rynek. Nie uczynita tego
takze zobowigzana do przedtozenia dokumentow ukazujgcych obrét spornymi wyciskarkami pod
rygorem uznania, ze czyni przeszkody do przeprowadzenia dowodu i w zwigzku z tym zastosowania art.
322 k.p.c. (zobowigzanie z 26.04.2019 r. k1075 i z 13.01.2020 r. k.1572) Przedtozyta jedynie
fragmentaryczng dokumentacje finansowg przedsiebiorstwa, uznang przez biegtego powotanego do
opracowania opinii za niewystarczajgcg. Whniosta o przedtuzenie terminu do zajecia stanowiska z uwagi
na koniecznos¢ skompletowania niezbednej dokumentacji oswiadczajgc nastep-nie, ze odmawia jej
przedstawienia i wskazujgc, ze nie ma obowigzku ,poszukiwa¢ dowoddéw w interesie strony przeciwnej”
(pismo z 27.01.2020 r. k.1577-1581). Takie zachowanie $wiadczy o celowym uchylaniu sie od

nalezytego wykonania obowigzkéw procesowych.

Nalezy podkreslié, ze zgodnie z art. 248 § 1 k.p.c., kazdy obowigzany jest przedstawi¢ na
zarzadzenie sadu w oznaczonym terminie i miejscu dokument znajdujgcy sie w jego posiadaniu i
stanowigcy dowdd faktu istotnego dla rozstrzygniecia sprawy, chyba ze zawiera on informacje nie-jawne.
Od tego obowigzku moze uchyli¢ sie ten, kto co do okolicznosci objetych trescig dokumentu mégtby jako
Swiadek odméwi¢ zeznania albo kto posiada dokument w imieniu osoby trzeciej, ktéra mogtaby z takich
samych przyczyn sprzeciwi¢ sie jego przedstawieniu. Jednakze i wowczas nie mozna odméwic
przedstawienia dokumentu, gdy jego posiadacz lub osoba trzecia obowigzani sg do tego wzgledem
chociazby jednej ze stron albo gdy dokument wystawiony jest w interesie strony, ktéra Zzada

przeprowadzenia dowodu. Strona nie moze ponadto odméwi¢ przedstawienia dokumentu, jezeli szkoda,

na ktérg bylaby przez to narazona, polega na przegraniu procesu. (§ 2) Skutki nieuzasadnionej odmowy

przedstawienia dokumentu przez strone reguluje art. 233 § 2 k.p.c., zgodnie z ktérym sad wediug
wlasnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozwazenia zebranego materiatu oceni, jakie
znaczenie nada¢ odmowie przedstawienia przez strone dowodu lub przeszkodom stawianym przez nig

W jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu.

W niniejszej sprawie nie wystgpita zadna z przyczyn mogacych uzasadnia¢ odmowe przed-
stawienia przez pozwang dokumentéw. Nie zastuguje na uznanie argumentacja, Zze pozwanej przystu-
guje prawo odmowy przedstawienia dokumentu z uwagi na to, iz nie ma ona obowigzku zgtaszac
wnioskéw dowodowych na swojg niekorzysé, nie jest to bowiem Zzgdaniem zlozenia przez strone
»wniosku dowodowego”, a zadaniem przedstawienia dokumentu w wykonaniu uwzglednionego wniosku
dowodowego przeciwnika procesowego. Ponadto, strona nie moze uchylaé sie od wykonania
zobowigzania sadu, jezeli szkoda, na ktérg miataby ewentualnie zosta¢ narazona w wyniku jego
udostepnienia polega wylgcznie na przegraniu procesu. Zgdana dokumentacja znajduje sie w wylgcznej

dyspozycji pozwanej, ktéra bedac spotkg prawa handlowego zobowigzana jest do prowadzenia rzetelnej
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ksiegowosci. Z tego wzgledu Sad - na podstawie art. 233 § 2 k.p.c. — uznal, ze nieudostepnienie przez
pozwang kompletu dokumentacji (przez ich zlozenie do akt lub w siedzibie przedsiebiorstwa)
uniemozliwia opracowanie opinii przez biegtego z zakresu rachunkowosci. Tej luki dowodowej wypeic
sie nie da, co uzasadnia zastosowanie art. 322 k.p.c. odnoszonego do catoksztattu okolicznosci sprawy,

szczgtkowej dokumentacji i szacunkowej opinii biegtego.

Postepowanie wszczete przed dniem 7 listopada 2019 r. bylo kontynuowane i zakonczyto sie w
pierwszej instancji pod rzgdami ustawy Kodeks postepowania cywilnego w brzmieniu nadanym ustawg z
4 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) Jakkolwiek nie ma do niego wprost zastosowania instytucja
naduzycia prawa procesowego wynikajaca z art. 4' k.p.c. stanowigcego, ze z uprawnienia przewidzia-
nego w przepisach stronom nie wolno czyni¢ uzytku niezgodnego z celem, dla ktérego je ustanowiono,
to zamiarem Sadu bylo przeprowadzenie postepowania w sposéb umozliwiajgcy koncentracje materiatu
procesowego i rozstrzygniecie sporu. Dziatania pozwanej, reprezentowanej przez profesjonalnego
petnomocnika. polegajgce na niewykonywaniu zobowigzan, sktadaniu niepetnej dokumentacji, unie-
mozliwianiu biegtemu prawidtlowego opracowania opinii w ocenie Sadu stanowity po pierwsze naduzycie
prawa procesowego, o ktérym mowa w art. 4' kpp.c., a po drugie otworzyly Sadowi droge do

zastosowania przepisu art. 322 k.p.c.

Stosowanie przepisu art. 322 k.p.c. opiera sie na dwoch kategoriach przestanek. Obiektywne
dotyczg sytuacji, gdy $ciste udowodnienie wysokosci zadania jest niemozliwe lub nader utrudnione.
Oznacza to, ze stuszna musi by¢ przede wszystkim zasada odpowiedzialnosci oraz musi byé podjeta
préba udowodnienia wysokosci roszczenia, a sad przed zastosowaniem powotanego przepisu powinien
wykorzystac i rozwazy¢ caty material dowodowy zebrany w sprawie. Dopiero wowczas, gdy okaze sie,
ze po wyczerpaniu dostepnego materiatu dowodowego wysokos¢ szkody moze by¢ okreslona tylko w
przyblizeniu, mozliwe jest skorzystanie z instytucji wyrazonej w art. 322 k.p.c. (M. Manowska, (red.), A.
Adamczuk, P. Prus, M. Radwan, M. Sienko, E. Stefanska, Kodeks postepowania cywilnego. Komentarz.
Tom I, LEX)

Pomimo Zze w aktach sprawy znajdujg sie dowody na oferowanie przez pozwang wyciskarek do
soku jedynie w okresie od 25 lutego 2016 r., Sad - kierujgc sie doswiadczeniem w orzekaniu w sprawach
gospodarczych - nie ma watpliwosci, ze pozwana oferowata je takze przed datg wystawienia najwczes-
niejszej ujawnionej faktury, skoro umowa najmu stoiska w Galerii Handlowej przeznaczonego do
sprzedazy naruszajgcych produktéw zostata zawarta przez pozwang na czas nieokreslony od 2

listopada 2015 r. Réwniez nie sposob bylo uznaé, ze sprzedaz spornych urzadzeh zakohczyta sie 27

listopada 2017 r. Wydruk z serwisu internetowego (...).pl dowodzi, ze pozwana sprzedawata je jeszcze
w czerwcu 2018 r. Sad ustalit wiec date korncowg naruszenia w formie wprowadzania do obrotu na 13
lipca 2018 r., kiedy sporne produkty zostaly zajete przez komornika sgdowego w wykonaniu

postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczen.

Zwazywszy caly zgromadzony w sprawie materiat dowodowy, Sad ustalit, ze pozwana
prowadzita regularng sprzedaz wyciskarek w okresie od 25 lutego 2016 r. do 27 listopada 2017 r., co

wynika wprost z faktur VAT, osiggajgc fgczny przychdd w wysokosci (...) zt, w tym:
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- (...) zt ze sprzedazy wyciskarek i akcesoriow na rzecz A. K. w okresie od 25 kwietnia 2017 r. do 17
sierpnia 2017 r.

- (...) zt ze sprzedazy wyciskarek i akcesoriow na rzecz A. P. w okresie od 15 marca 2016 r. do 29
wrzeénia 2017 r.;

- (...) zt ze sprzedazy wyciskarek i akcesoridw na rzecz pozostatych ujawnionych podmiotow;

- (...) zt ze sprzedazy 3 wyciskarek na rzecz M.T. oraz 1 wyciskarki na rzecz powodki.

(zatgczniki nr 2 i 3 do opinii biegtego k.1303, 1328, opinia uzupetniajgca k.1621-1632, rejestr zakupow
VAT k.1373-1374, paragon k.922)

taczny, bezposredni koszt nabycia wyciskarek (obejmujgcy opfaty celne i transport) wyniost
(...)zt, w tym (...) zt to koszt nabycia 525 wyciskarek; (...) zt koszt nabycia 825 wyciskarek i (...) z
koszty posrednie nabycia 825 wyciskarek. Uzasadnione koszty poniesione przez pozwang zwigzane z
wprowadzaniem wyciskarek do obrotu stanowi wynagrodzenie pracownikdw w kwocie (...) zt (opinia

biegtego k.1620-1632), a takze koszty posrednie w kwocie (...) zt.

Bezposredni koszt nabycia jednej wyciskarki wynosi (...) zt [iloczyn catkowitego kosztu
bezposredniego nabycia 1350 wyciskarek ((...) zt) oraz liczby 1350 wyciskarek]. Zysk ze sprzedazy
wyciskarki ,Vortex” ACE-001 (marza) wynosi (...) zt netto i stanowi roznice pomiedzy s$rednim
przychodem ze sprzedazy ((...)z1), a bezposrednim kosztem jego uzyskania ((...) 2.
Z uwagi na to, ze spotka A. nie przedstawita dokumentacji wykazujacej rzeczywistg liczbe sprzedanych
wyciskarek w pozostatym okresie (od 2 listopada 2015 r. do 24 lutego 2016 r. i od 28 listopada 2017 r.
do 12 lipca 2018 r.) ani nie wykazata, ze nastgpita jakiekolwiek zmiana okolicznosci moggca powodowac
znaczny spadek lub zaniechanie sprzedazy tych produktéw, Sad - za powddka - przyjat do okreslenia
liczby sprzedanych wyciskarek udokumentowang miesieczng srednig sprzedazy - 61 sztuk w catym

okresie od 2 listopada 2015 r. do 12 lipca 2018 r. (j. 32 miesigce i 11 dni), to jest fgcznie 1972 sztuki.

Positkujgc sie mechanizmami obliczen stosowanym przez biegtego Sad ustalit Sredni osiggniety
przez pozwang przychdd z jednej wyciskarki na kwote okoto (...) zt (iloraz kwoty przychodu - (...) zt i
liczby udokumentowanych sprzedanych wyciskarek - 1052). Sredni przychéd ze sprzedazy wynosi
zatem (...) zt (loczyn $redniego przychodu z jednej wyciskarki — (...) zt i Sredniej liczby sprzedanej
wyciskarek — 1972) Ustalajgc wysokos¢ poniesionych przez pozwang uzasadnionych kosztow uzyskania
przychodu Sad opart sie na ustaleniach biegtego uwzgledniajgc jednak jako zasadne zarzuty

sformutowane przez powddke.

W ocenie Sadu pozwana nie wykazata, aby wskazane przez nig koszty: produkcji ulotek,
naklejek i kartonéw; kampanii reklamowych; pozycjonowania strony internetowej, zakupéw warzyw i
owocOw zostaty poniesione w zwigzku ze sprzedazg spornych wyciskarek, cho¢ w tym zakresie
obowigzek udowodnienia twierdzen, z ktérych wywodzita ona skutki prawne obcigzat spotke A (art. 6
k.c.) Ustalajgc wykaz uzasadnionych kosztéw Sad pominat jako nieudowodnione co do ich zwigzku z
korzysciami uzyskanymi z naruszenia kwoty: (...) zt (k.769-782) koszty materiatow reklamowych; (...) zt
(k.800, 802-806, 808-812, 814, 816-822) koszty kampanii reklamowych; (...) zt (k.743-753) koszty
pozycjonowania stron internetowych; (...) zt (k.754) koszty reklamy internetowej i (...)zt (k.755-768).
Przyjmujac, ze pozwana sprzedata (...) wyciskarki, przy ustalonej marzy w wysokoéci (...) zt i po odjeciu

udokumentowanych kosztow sprzedazy ((...) zt) suma uzyskanych przez pozwang korzysci w okresie od
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2 listopada 2015 r. do 12 lipca 2018 r. wynosi (...) zt. Roszczenie pieniezne N Co., Ltd. nalezato

zatem uznac za uzasadnione co do naleznosci giéwne;.

Zgodnie z art. 455 k.c., jezeli termin spetnienia $wiadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z
wiasciwosci zobowigzania, $wiadczenie powinno by¢ spetnione niezwltocznie po wezwaniu dtuznika do
wykonania. W praktyce dtuznik ma dwa tygodnie by speti¢ $wiadczenie nie narazajac sie na zarzut
opoznienia. Opdznienie dtuznika ze spetnieniem swiadczenia pienieznego uzasadnia zgdanie odsetek
przez wierzyciela, chociazby nie poniést on zadnej szkody i chociazby opdznienie bylo nastepstwem
okolicznosci, za ktore diuznik nie ponosi odpowiedzialnosci. (art. 481 § 1 k.c.) Strony mogg umownie
okresli¢ stope odsetek, w braku uzgodnieh naleze¢ bedg sie odsetki ustawowe w wysokosci wskazanej
w § 2. Dluznik popada w opdznienie, jesli nie spetnia $wiadczenia pienieznego w terminie, w ktérym
stato sie ono wymagalne, takze wtedy, gdy kwestionuje istnienie lub wysokos¢ swiadczenia. (tak: wyroki
Sadu Najwyzszego z 17.05.2000 r., | CKN 302/00 i z 13.10.1994 r., | CRN 121/91)

Zwazywszy, ze pisma procesowe zawierajace roszczenia pieniezne zostaly doreczone
pozwanej w dniu 17.01.2019 r. co do kwoty (...) zti w dniu 10.06.2020 r. co do kwoty (...) zt obowigzek
zapfaty odsetek ustawowych za opdznienie istnieje odpowiednio od 1 lutego2019 r. i od 25 czerwca

2020 r. Zgdanie dalej idgce podlegato oddaleniu jako nieuzasadnione.

Sad oddalit powédztwo takze w czesci w jakiej dokonal zmian jezykowych sankcji

naruszenia w poréwnaniu ze sformutowaniem roszczen niepienieznych.

O kosztach Sad orzekl na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c. obcigzajagc nimi w catosci
pozwang, poniewaz powodka ulegta niewielkiej zaledwie czesci swego roszczenia. Do
niezbednych kosztoéw procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza sie wynagrodzenie,
jednak nie wyzsze niz stawki optat okre$lone w odrebnych przepisach i wydatki jednego adwokata,
koszty sgdowe oraz koszty nakazanego przez sgd osobistego stawiennictwa strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)
Stronom reprezentowanym przez radce prawnego zwraca sie koszty w wysoko$ci naleznej wedtug

przepiséw o wynagrodzeniu adwokata. (art. 99 k.p.c.)

Opfaty za czynnosci radcéw prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwosci okresla
rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z 22.10.2015 r. w sprawie optat za czynno$ci radcow prawnych
(tj. z 3.01.2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 265). Zgodnie z § 15 ust. 3, optate w sprawach wymagajgcych
przeprowadzenia rozprawy ustala sie w wysoko$ci przewyzszajgcej stawke minimalng, ktéra nie moze
przekroczy¢ szesciokrotno$ci tej stawki, ani wartoéci przedmiotu sprawy, jesli uzasadnia to: niezbedny
nakfad pracy radcy prawnego, w szczegblnosci poswiecony czas na przygotowanie sie do prowadzenia
sprawy, liczba stawiennictw w sadzie, w tym na rozprawach i posiedzeniach, czynnosci podjete w
sprawie, w tym czynnosci podjete w celu polubownego rozwigzania sporu, réwniez przed wniesieniem
pozwu; wartos¢ przedmiotu sprawy; wkitad pracy radcy prawnego w przyczynienie sie do wyjasnienia
okolicznosci faktycznych istotnych dla rozstrzygniecia sprawy, jak réwniez do wyjasnienia i
rozstrzygniecia istotnych zagadnien prawnych budzgcych watpliwosci w orzecznictwie i doktrynie, a
takze rodzaj i zawito$¢ sprawy, w szczegodlnosci tryb i czas prowadzenia sprawy, obszernosc

zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego, w szczegdlnosci dopuszczenie i przeprowadzenie
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dowodu z opinii biegtego lub biegtych sgdowych, dowodu z zeznah swiadkow, dowodu z dokumentow, o

znacznym stopniu skomplikowania i obszernosci.

W sprawach o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji wynagrodzenie
wynosi 1.680 zt. (§ 8 ust. 1 pkt 19) Stawki, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 19, nie obejmujg optat od
roszczen majatkowych dochodzonych tgcznie. (ust. 2) Przy wartosci przedmiotu sprawy powyzej
200.000 zt do 2.00.000 zt stawki minimalne wynoszg 10 800 zt. (§ 2 pkt 7)

Za prowadzenie spraw w postepowaniu zazaleniowym przed sgdem apelacyjnym stawki
minimalne wynosza 50% stawki minimalnej, a jezeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadzit ten

sam radca prawny 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niz 240 zt. (§ 10 ust. 2)

Ze wzgledu na charakter sprawy, jej wage i stopien skomplikowania oraz czas trwania
postepowania gléwnego, Sad uznat, ze adekwatne do nakiadu pracy petnomocnika powoda
wykonujgcego zawdd radcy prawnego bedzie wynagrodzenie w dwukrotnej minimalnej wysokosci.

W rozliczeniu kosztéw Sad uwzglednit:

- optate sgdowg od wniosku w sprawie sygn. akt XXII GWo 40/18 — 200 zt, koszty zastepstwa
procesowego w postepowaniu zabezpieczajgcym — 1.680 zt i zazaleniowym — 840 zt oraz opfate
skarbowg od petnomocnictwa — 17 zt (tgcznie 2.737 z})

- opfate sgdowg od pozwu - 26.520 zl, koszty zastepstwa procesowego w postepowaniu gtdwnym — 2x
(1.680 + 10.800 zt) oraz optate skarbowg od petnomocnictwa — 17 zt (tgcznie 24.977 zt)

- koszty opinii biegtego — 11.382,40 zt. (tacznie 65.616,40 zt)
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